Sygn. akt XXI11 GWo 44/20

POSTANOWIENIE
Dnia 27 lipca 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Wtasnos$ci Intelektualnej w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Agnieszka Matlak

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku A.S., M. O., W.L. i L.Z.

z udziatem A. Sp. z o.0. Sp. k. z siedzibg w Warszawie

o zabezpieczenie srodka dowodowego

postanawia:

whniosek oddalié.



Sygn. akt XXI11 GWo 44/20
Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 18 lipca 2020 r. (data stempla — k. 361 akt) wnioskodawcy A.S.,
M.O., W.L. i L.Z. wnie$li o zabezpieczenie $rodka dowodowego: 1) z dokumentu w postaci
wyniku badania due - dilligence, 0 ktorym mowa
w pkt. 15.5. Umowy Inwestycyjnej z dnia 4 lipca 2018 r. i 2) z no$nika elektronicznego,
o ktorym mowa w pkt. 13.9 Umowy Inwestycyjnej z dnia 4 lipca 2018 r., zawierajacego kopie
dokumentéw udostgpnionych Obowigzanej na potrzeby badania due - dilligence,
w szczegolnosci kopie pelnomocnictw udzielonych cztonkom zarzadu spéiki pod firma ,,(...)
Sp. z 0.0.” z siedzibg w W. przy ul. (...),(...)W., KRS: (...), w ten sposob, ze Komornik
odbierze je od Obowigzanej 1 zlozy w Sadzie zgodnie z art. 479" § 4 kpc., a kazdy z
Uprawnionych bedzie upowazniony do zapoznania si¢
z zabezpieczonymi $rodkami dowodowymi bez prawa do ich kopiowania lub utrwalania w
inny sposob, przy czym dopuszczalne bgdzie wykonanie kopii lub utrwalenia w inny sposob
wylacznie pelnomocnictw udzielonych cztonkom zarzadu spotki pod firma ,,(...) Sp. z 0.0.” z
siedzibg w W. przy ul. (...),(...)W., KRS: (...).

Ponadto wnioskodawcy wniesli o udzielenie kazdemu z nich jako uprawnionemu
terminu dwoch tygodni od dnia uprawomocnienia si¢ postanowienia o zabezpieczeniu srodka
dowodowego na wniesienie przeciwko spoice pod firma ,(...) Sp. z 0.0.” z siedziba
w W. przy ul. (...), (..OwW, KRS: (...) pozwu
0 ustalenie autorstwa projektu wynalazczego i ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji, pod rygorem upadku zabezpieczenia w stosunku do uprawnionych
(wniosek - k. 3 — 22 akt).

W uzasadnieniu uprawnieni wskazali, iZ maja zamiar wystapi¢ z powodztwem
przeciwko obowigzanej spolce o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego i ustalenie prawa
do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, albowiem obowigzana nie kwestionuje
faktu, ze uprawnieni sg wspottworcami wynalazkéw, a jednoczes$nie naruszyta ich prawo
do uzyskania patentu o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 1 3 p.w.p. w zw. z art. 11 ust 2

p.-w.p. poprzez samodzielne zloZenie wniosku o udzielenie patentu. Konsekwentnie,
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uprawnieni wywodza, iz posiadajg obiektywng i rzeczywiscie istniejacg potrzebe uzyskania
sadowej ochrony prawnej w oparciu o art. 284 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 189 k.p.c., do czego
jest im jednakze niezbedne zabezpieczenie S$rodkow dowodowych znajdujacych sie¢ w

posiadaniu Obowigzanej (uzasadnienie wniosku - k. 5 — 22 akt).

Sad ustalil i zwazy!l co nastepuje:

Uprawnieni A.S., M.O., W.L. i L.Z. uczestniczyli jako wspottworcy w badaniach
naukowych / pracach rozwojowych prowadzonych pod tytutami: ,,Urzadzenie do wytwarzania
sferycznych proszkow metali metoda atomizacji ultradzwigckowej” (L. Z.), ,,Sposob
prowadzenia atomizacji ultradzwickowej” (W. L.), ,,Atomizer ultradzwickowy” (W.L.),
,Urzadzenie do ultradzwickowej atomizacji materialdw metalicznych i sposob jego
czyszczenia” (W.L)). Uprawnieni W.L. i L.7. zawarli
z (...) sp. z o.0., reprezentowang przez cztonka zarzagdu R. R., umowy zbycia prawa do
wynikow badan naukowych / prac rozwojowych, ktérych waznos$¢ obecnie kwestionuja z
uwagi na wywodzong niewtasciwg reprezentacje spotki w umowach, negujac w konsekwencji
przyshugiwanie spétce (...) prawa do uzyskania patentu (umowy - k. 94 — 104 akt, e-maile J.R.
i W.£.- k. 106 — 109 akt).

W dniu 9 listopada 2017 r. spotka (...) zlozyla do Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: ,,Urzadzenie
do wytwarzania sferycznych proszkéw metali metoda atomizacji ultradzwigkowej” pod
nr P.423410. W zgloszeniu jako wspoltwérca zostat wskazany m.in. uprawniony L.Z.
(wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: ,, Urzgdzenie do wytwarzania sferycznych
proszkow metali metodq atomizacji ultradzwickowej - K. 46 — 55 akt).

Nastepnie, w dniu 13 marca 2018 r. spotka (...)ztozyta do Urzedu Patentowego
RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: ,,Urzadzenie do ultradZwigkowej atomizacji
materiatlow metalicznych 1 sposob jego czyszczenia” pod nr P.424869. W zgloszeniu jako
wspottworcy zostali wskazani m.in. uprawnieni L.Z., W.E., M.O. (wniosek o udzielenie
patentu na wynalazek: ,, Urzqdzenie do ultradzwigkowej atomizacji materiatow metalicznych i
sposob jego czyszczenia - K. 57 — 60 akt).

W dniu 3 czerwca 2018 r. spotka (...)ztozyta do Urzedu Patentowego RP wniosek o
udzielenie patentu na wynalazek: ,, Atomizer ultradzwickowy” pod nr P.425803 oraz
o udzielenie patentu na wynalazek: ,,Sposdb prowadzenia atomizacji ultradzwickowej” pod
nr P.425804. W zgloszeniach jako wspottworey zostali wskazani m.in. uprawnieni £..Z., W.L.,

M.O.. W zgloszeniu P.425804 wskazano ponadto A. S. (wniosek o udzielenie patentu na

3



wynalazek: ., Atomizer ultradzwigkowy -
k. 63 - 66 akt, wniosek 0 udzielenie patentu na wynalazek: ,,Sposéb prowadzenia atomizacji
ultradzwigkowej - k. 68 - 72 akt).

W dniu 4 lipca 2018 r. A. Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.
k. zawarla wraz z (...) Sp. Z 0.0., R.R. J.R. i L. Z. umowe inwestycyjna, ktorej przedmiotem
bylo okreslenie zasad oraz warunkéw wspolpracy stron w ramach spotki, w szczegdlnosci w
zakresie przystapienia inwestora (A. Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig sp. k.) oraz
0sob trzecich
do spoftki, ustalenia zasad funkcjonowania, zarzadzania i nadzorowania spoiki oraz okreslenia
zasad wyj$cia stron ze spotki. Na mocy tej umowy obowigzana nabyta udziaty spoéiki (...), po
uprzednim przeprowadzeniu badania due dilligence. Zgodnie z trescig pkt 13.9 zdanie 2, lista
dokumentoéw udostepnionych inwestorowi przez spotke w ramach badania due diligence
stanowita zalacznik nr 11 do umowy, przy czym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
spotka zobowigzala si¢ przekazaé inwestorowi kopie tych dokumentéw zarchiwizowanych na
nos$niku elektronicznym (umowa inwestycyjna - k. 111 - 154 akt, zafgcznik 11 - k. 212 — 215
akt).

Uprawnieni zlozyli do Urzedu Patentowego RP wniosek o uznanie ich jako
wspoOtuprawnionych do uzyskania patentdéw na wynalazki, albowiem nie byli pracownikami
spotki (...). Spotka (...) w pismach skierowanych do Urzedu Patentowego RP nie wyrazita
zgody na uznanie uprawnionych za wspotuprawnionych do uzyskania patentow na zgloszone
przez nig wynalazki. Urzad Patentowy RP postanowieniem z dnia 12 lutego 2012 r. nr
DP.P.423410.19.kolsz zawiesit postgpowanie w sprawie zgloszenia wynalazku pt.
,Urzadzenie do wytwarzania sferycznych proszkéw metali metoda atomizacji
ultradzwigkowej” nr P.423410, zgloszonego przez (...) Spdétka z ograniczong
odpowiedzialno$cig i wezwat strony: £.Z. i (...) Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig do
wystgpienia do sadu 0 ustalenie prawa do uzyskania patentu
1 zawiadomienia Urzedu o ztozeniu pozwu w terminie dwoch miesigcy od dnia doreczenia
postanowienia. Nastepnie postanowieniami z dnia 15 maja 2020 r. nr (...),(...)i (...) Urzad
Patentowy zawiesit postgpowania w sprawie zgloszen pozostatych wynalazkow 1 wezwat
strony postepowania do wystgpienia do sadu o rozstrzygnigcie zagadnienia wstgpnego w
terminie 3 miesiecy od dnia dorgczenia postanowienia (postanowienie z dnia 12 lutego 2020
r.- k. 78 — 81 akt, postanowienia z dnia 15 maja 2020 r. - k. 74 — 77 i 82 — 85 akt).

Pismem z dnia 19 czerwca 2020 r. uprawniony L.Z. wystosowat

do (...) sp. z 0.0. ostateczne zadanie wydania kopii catosci jego dokumentacji pracownicze;.
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Nastepnie emailem z dnia 8 czerwca 2012 r. ponownie zwrocit si¢ o wydanie kopii
dokumentacji pracowniczej (wezwanie - k. 272 akt, email - k. 277 akt).

Uprawnionemu £.Z. wydano dokumentacje pracownicza, w tym niepodpisane przez
pracodawce $wiadectwo pracy (swiadectwo pracy - k. 279 — 280 akt, dokumentacja
pracownicza - k. 281 — 302 akt).

Zgodnie z trescia art. 479%” § 1 k.p.c. Sad moze udzieli¢ zabezpieczenia $rodka
dowodowego przed wszczeciem postepowania lub w jego toku az do zamkniecia rozprawy
W pierwszej instancji.

W mysl art. 479% § 1 k.p.c. Sad udziela zabezpieczenia $rodka dowodowego na
wniosek uprawnionego, ktory uprawdopodobnit roszczenie, jak réwniez interes prawny
w zabezpieczeniu. Interes prawny w zabezpieczeniu $rodka dowodowego istnieje, gdy brak
zadanego zabezpieczenia uniemozliwia lub powaznie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie
istotnych faktow, jak rowniez, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia $rodka dowodowego lub
opo6znienie w uzyskaniu $rodka dowodowego moze uniemozliwi¢ lub powaznie utrudnié
osiggnigcie celu postgpowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba
stwierdzenia istniejacego stanu rzeczy (§ 2).

Stosownie do treéci art. 4791%

§ 1 k.p.c. Sad orzeka taki sposob zabezpieczenia srodka
dowodowego, jaki stosownie do okolicznosci danej sprawy uzna za odpowiedni. Sposobami
zabezpieczenia s3 w szczegolnosci odebranie towardw, materialdw, narzedzi uzytych do
produkcji lub dystrybucji, dokumentdéw, jak rowniez sporzadzenie szczegdtowego opisu tych
przedmiotow potaczone, w razie koniecznosci, z pobraniem ich probek.

Przedmiotowa regulacja dotyczgca zabezpieczenia $rodka dowodowego stanowi
implementacj¢ art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej
(Dz.Urz.UE.L Nr 157, str. 45), zgodnie z ktorym Panstwa Czlonkowskie zapewniaja, ze
nawet przed wszczeciem postepowania nad meritum sprawy, wlasciwe organy sadowe moga
na wniosek strony, ktora przedstawila nalezyte dostepne dowody uzasadniajace jej roszczenie
z tytuhu naruszenia jej prawa wlasnosci intelektualnej lub zagrozenia naruszeniem tego prawa,
nakaza¢ szybkie i skuteczne S$rodki tymczasowe zapewniajace zachowanie dowoddéw
dotyczacych zarzucanego naruszenia, pod warunkiem ochrony informacji poufnych. Srodki
takie moga obejmowacé szczegdlowy opis z pobieraniem probek lub bez, zajecie fizyczne
naruszajacych prawo towarow, a takze, we wlasciwych przypadkach, materialow i1 narzedzi

uzytych do produkcji i/lub dystrybucji tych towaréw oraz zwigzanych z nimi dokumentow.
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Jesli istnieje taka potrzeba, Srodki te mozna podja¢ bez wystuchania drugiej strony,
zwlaszcza, gdy jakiekolwiek opdznienie moze spowodowaé szkode nie do naprawienia dla
wlasciciela praw lub istnieje dajace si¢ udowodni¢ ryzyko zniszczenia dowodow.

Instytucja tymczasowego pozyskania dowoddéw w celu wykorzystania ich dla potrzeb
poOzniejszego postepowania jest juz znana polskiej procedurze cywilnej (art. 310 i nast¢pne
k.p.c.), powyzszy za$ przepis stanowi lex specialis podyktowany konieczno$cig uzyskania
srodkow dowodowych uzasadniajacych roszczenie z tytulu naruszenia praw wlasnosci
intelektualnej. W doktrynie 1 judykaturze wskazuje si¢, ze o ile celem zabezpieczenia
dowodéw, o ktérym stanowi art. 310 k.p.c. 1 nast., jest przeprowadzenie oznaczonego
dowodu, to cel instytucji okreslonej w art. 7 dyrektywy 2004/48 nalezy okresli¢ jako
,ujawnienie srodkéw popierajacych roszczenia powoda, a znajdujacych si¢ w dyspozycji
domniemanego naruszyciela” praw wlasnosci intelektualnej lub innych osob (tak:
postanowienie Sqgdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt VI Acz
856/13, niepubl., powolane przez M. Jankowskq, w: P. Slezak (red.), Ustawa o prawie
autorskim, 2017, s. 546). Instytucja ma zatem stluzy¢ m.in. umozliwieniu uprawnionemu
uzyskania dostepu do informacji o faktach dotyczacych naruszen jego prawa, aby mogt on
sformutowa¢ podstawe faktyczng wytaczanego powoddztwa. Instytucja zabezpieczenia
srodkow dowodowych jest zatem najbardziej dedykowana przygotowaniu podstawy
faktycznej powddztw o zasadzenie odszkodowan lub o wydanie korzys$ci. Drugim celem
wskazywanej instytucji jest, w odroznieniu od zabezpieczenia dowoddw, nie przeprowadzenie
wskazanego dowodu, lecz umozliwienie ich przeprowadzenia w rozpoznawczym
postepowaniu sgdowym przez pozyskanie rzeczowych §rodkéw dowodowych. Chodzi wigc o
pozyskanie srodkéw dowodowych, ktére beda mogly stanowi¢ dowdd w postepowaniu co do
meritum.

Zabezpieczenie $rodka dowodowego jako instytucja znajdzie zastosowanie jedynie
w sprawach o naruszenie praw wilasnosci intelektualnej (fak: A. Golaszewska, komentarz
do art. 479% [w:] T. Szancito (red.), Kodeks Postgpowania Cywilnego Tom I — Komentarz
do art. 1 — 505%, s. 1729). Na gruncie orzecznictwa dotyczacego instytucji zabezpieczenia
srodka dowodowego z art. 286" ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
Wriasnosci Przemystowej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 286) wskazuje
si¢, ze ze wzgledu na sformulowanie zawarte w tresci tego przepisu, dochodzenie prawa do
informacji mozliwe jest w przypadku, gdy naruszenie praw wilasnosci przemystowej jest
wysoce prawdopodobne, warunkiem dochodzenia tego uprawnienia jest uprawdopodobnienie

naruszenia praw wlasnos$ci przemystowej (postanowienie Sqdu Apelacyjnego we Wroctawiu
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z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt I ACz 123/12, Legalis). Wnioski o zabezpieczenie $rodka
dowodowego maja wiec zapewni¢ dostep do informacji o faktach dotyczacych naruszen
prawa, w celu przygotowania podstawy faktycznej powodztwa. W zakresie faktow
dotyczacych rozmiaru bezprawnej eksploatacji chronionego prawa dowody znajduja si¢ w
dyspozycji pozwanego, w szczegdlnosci dotyczy to ustalenia rozmiaru szkody lub
uzyskanych korzysci.

Przenoszac powyzsze rozwazania na grunt sprawy niniejszej, w ocenie tutejszego
Sadu wniosek nie mogt podlega¢ uwzglednieniu, albowiem uprawnieni nie uprawdopodobnili
naruszenia ich prawa wylgcznego. Wrecz przeciwnie, uprawnieni wskazywali wprost, iz
takim prawem nie dysponuja z uwagi na toczacy si¢ spor ze spotka (...), ktéry ma dopiero
przejs¢ w fazg procesowa z uwagi na wydane przez Urzad Patentowy RP postanowienie.
Powodztwo, z ktorym maja zamiar wystgpi¢ uprawnieni, tj. powddztwo o ustalenie autorstwa
projektu wynalazczego i ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
rozstrzygnie dopiero, komu przystuguje prawo zgloszenia wynalazkow, a w konsekwencji -
udzielenie patentu na wskazane wynalazki. Tym samym celem zabezpieczenia Srodkéw
dowodowych nie jest umozliwienie uprawnionym uzyskania dostepu do informacji o faktach
dotyczacych naruszen ich praw, lecz uzyskanie dostgpu do informacji o faktach celem
ustalenia przystugiwania im tych praw. Jest to za$ diametralna roznica, ktérej nie sposob
umies$ci¢ w rozumieniu celu tej instytucji zakreslonym w dyrektywie (naruszenia prawa
wlasnos$ci intelektualnej lub zagrozenia naruszeniem tego prawa). Powyzsza wyktadnia
przepisow dot. zabezpieczenia srodkéw dowodowych wskazuje w sposob jasny cel, jakiemu
ten przepis ma stuzy¢. Ujecie tego celu winno by¢ rozumiane wasko, jako iz sam przepis
stanowi regulacje szczegblowa, a zatem nie moze on sluzy¢ zabezpieczeniu S$rodkdéw
dowodowych w zwiazku z jakimkolwiek postgpowaniem dotyczacym materii prawa
wlasnosci intelektualnej, lecz tym tylko zawierajacym element naruszenia tego prawa.
Wystepujac z wnioskiem o zabezpieczenie dowodow uprawnieni kazdorazowo powinni
sprecyzowa¢ zadanie, uzasadni¢ konieczno$¢ przeprowadzenia dowodu przed wszczgciem
procesu, uprawdopodobni¢ swe prawo wytaczne i fakt jego naruszenia (por.: postanowienie
Sgdu Okregowego w Warszawie - XXII Wydzial Unijnych Znakow Towarowych i Wzorow
Wspaolnotowych z dnia 19 lutego 2016 r., sygn. akt XXII GWo 14/16, Legalis). Majac za$ na
uwadze, iz uprawnieni nie legitymujg si¢ jeszcze jakimkolwiek prawem, w ocenie Sadu
wniosek podlegat oddaleniu jako niezasadny.

Z uwagi na powyzsze, Sad orzekt jak w sentencji postanowienia.






